Sygn. akt XXIl GWwp 25/15
POSTANOWIENIE

Dnia 20 kwietnia 2020 r.

Sad Okregowy w Warszawie XXl Wydziat Sad Unijnych Znakéw Towarowych i Wzoréw
Wspdlnotowych w skitadzie:

Przewodniczacy: Sedzia SO Anna Maria Kowalik

Sedziowie: Sedzia SO Joanna Kornatka, Sedzia SO Ewa Malinowska
po rozpoznaniu w dniu 23 marca 2020 r. w Warszawie
na rozprawie
sprawy z powddztwa A.F.
przeciwko Z.L.
o ochrone prawa z patentu na wynalazek, prawa z rejestracji wzoru wspdlnotowego i zakazanie
czynow nieuczciwej konkurencji
oraz z powddztwa wzajemnego Z. L.
przeciwko A.F.
o stwierdzenie niewaznosci wzory wspdlnotowego
na skutek zazalenia Z.L. na postanowienie Sgdu Okregowego w Warszawie z 9 grudnia 2019 roku
postanawia:

oddali¢ zazalenie.

Sedzia SO Anna Maria Kowalik Sedzia SO Joanna Kornatka Sedzia SO Ewa Malinowska



Sygn. akt XXI1 GWwp 25/15

UZASADNIENIE

Postanowieniem z 9 grudnia 2019 r. Sad Okrggowy w Warszawie XXII Wydziat Sad
Unijnych Znakéw Towarowych i Wzoréw Wspolnotowych w sprawie z powoddztwa A.F.
przeciwko Z.L. o ochrone prawa z patentu na wynalazek, prawa z rejestracji wzoru
wspolnotowego 1 zakazanie czyndOw nieuczciwej konkurencji oraz z powddztwa wzajemnego
Z.L. przeciwko A.F. o stwierdzenie niewazno$ci wzoru wspolnotowego oddalit wniosek Z.L.
o uchylenie zabezpieczenia udzielonego postanowieniem z 8 pazdziernika 2015 r. w sprawie
0 sygn. XXIl GWo 70/15.

W ocenie Sadu nie wystgpity okolicznosci z art. 742 k.p.c. przemawiajace za
uchyleniem badz zmiang postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia o zaniechanie
przez Z.L. naruszania patentu na wynalazek pt.: ,,Mechanizm sktadania tawki” (PL-220093,
nr zgloszenia P.394156). Sad podniodst, iz wobec tego, ze postanowieniem o udzieleniu
zabezpieczenia Sad uznat roszczenie powodki gtownej za dostatecznie uprawdopodobnione,
gdyz przyshuguje jej prawo ochronne do patentu nr PL 220093 na wynalazek pt.: ,,Mechanizm
sktadania tawki”, dopiero stwierdzenie niewaznosci patentu mogloby skutkowaé
podwazeniem podstaw zabezpieczenia, albowiem roszczenie powddki utracitoby walor
wiarygodnos$ci. Sad wskazal, ze wprawdzie decyzja Urzedu Patentowego RP (UPRP) z 9
maja 2018 r. Sp. 3.2018 uniewazniono rzeczony patent i decyzja ta jest ostateczna, a
Wojewo6dzki Sad Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 18 lutego 2019 r. o sygn. VI
SA/Wa 1649/18 utrzymat w mocy ta decyzje UPRP, ale w zwiazku z wniesieniem przez
powddke od tego wyroku skargi kasacyjnej do Naczelnego Sadu Administracyjnego (sprawa
toczy si¢ pod sygn. II GSK 901/19), wyrok WSA w tej sprawie jest nieprawomocny,
poniewaz skarga kasacyjna jest Srodkiem odwotawczym w ramach dwuinstancyjnego
sagdownictwa administracyjnego, tak wigc sprawa jest w toku. Sad stwierdzil, iz ta sama
sytuacja ma miejsce w przypadku nieprawomocnego wyroku Wojewddzkiego Sadu
Administracyjnego w Warszawie z 14 czerwca 2018 r. o sygn. VI SA/Wa 303/18
oddalajacego skarge Z.L. na decyzje Urzedu Patentowego RP z 16 listopada 2017 r. Sp.
267.2016, ktory oddalit jako bezzasadny sprzeciw Z.L. wobec udzielenia A. F. prawa z
patentu na ww. wynalazek, gdyz obowigzany zlozyt skarge do Naczelnego Sadu

Administracyjnego, sprawa toczy si¢ pod sygn. II GSK 1699/18. Sad w konkluzji zwazylt



zatem, iz skoro w dalszym ciggu decyzja administracyjna — ostateczna, ale nieprawomocna-
nie pozbawia powodki gléwnej prawa wylacznego korzystania z wynalazku, podczas gdy
roszczenia wynikajace z jego naruszenia sg przedmiotem zabezpieczenia, wyrok WSA z 18
lutego 2019 r., na ktéry powotluje si¢ pozwany nie sprawia, ze odpadta lub zmienita si¢
przyczyna zabezpieczenia w rozumieniu art. 742 k.p.c.

Zazalenie na to postanowienie wywiodt Z.L.. Zaskarzyl postanowienie w catosci i
zarzucil mu:

1. naruszenie przepisOw postepowania, a to art. 742 k.p.c. poprzez nieuchylenie
zabezpieczenia, podczas gdy w przedmiotowe] sprawie odpadla przyczyna
zabezpieczenia, a to roszczenie powodki wywodzone z prawa do patentu przestato by¢
prawdopodobne z uwagi na wydanie przez Urzad Patentowy Rzeczypospolitej
Polskiej decyzji z dnia 9 maja 2018 r. o nr Sp.3.2018 uniewazniajacej patent o nr Pl.
220093 ,,Mechanizm Sktadania Lawki” i nastepnie wydanie przez Wojewodzki Sad
Administracyjny w Warszawie wyroku z dnia 18 lutego 2019 r. pod sygn. akt VI
SA/Wa 1649/18 oddalajacego skarge powddki na w/w decyzje;

2. naruszenie przepisOw postepowania, a to art. 16 k.p.a. wzw. z art. 61 § 1,21 3 p.p.s.a.
poprzez ich bledng wyktadni¢ 1 w konsekwencji stwierdzenie, ze powodce przystuguje
prawo do patentu, podczas gdy zgodnie ze wskazanymi przepisami decyzja ostateczna
jest wykonalna, ale w przypadku zlozenia skargi do Wojewodzkiego Sadu
Administracyjnego mozna wnosi¢ o wstrzymanie wykonania takiej decyzji (o co
powddka wnosita, ale co nie zostalo uwzglednione), a zatem powodce obecnie nie
przystuguje prawo do patentu, gdyz decyzja uniewazniajaca patent jest ostateczna, a
jej wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji nie zostal uwzgledniony.

Z.L. wskazal rowniez na nowa okoliczno$¢ w sprawie, a to zaprzestanie prowadzenia
przez powodke dziatalnosci gospodarczej, co w konsekwencji skutkuje, wedtug niego,
odpadnigciem interesu prawnego powddki w dalszym utrzymywaniu zabezpieczenia.

Powotujac si¢ na powyzsze zarzuty skarzacy wnidst o zmiang postanowienia poprzez
uchylenie zabezpieczenia udzielonego postanowieniem z 8 pazdziernika 2015 r. w sprawie
pod sygn. akt XXII GWo 70/15 oraz zasadzenie kosztow postepowania za obie instancje, w
tym postepowania zazaleniowego, w tym kosztow zastepstwa procesowego wedlug norm
przepisanych.

A.F. zlozyla odpowiedz na zazalenie, w ktorej wniosta o oddalenie zazalenia w
calosci.

Sad Okregowy zwazyl, co nastepuje:



Zazalenie pozwanego jest bezzasadne.

Opiera si¢ ono generalnie na twierdzeniu, ze decyzja Urzedu Patentowego RP
uniewazniajaca patent nr PL 220093 na wynalazek pt.: ,,Mechanizm sktadania tawki”,
stanowigcy podstawe roszczenia powodki uznanego za uprawdopodobnione wlasnie w
oparciu o przystlugujace powoddce prawo z patentu, jest ostateczna 1 wykonalna, wiec
powddka nie posiada juz tego prawa ochronnego, a dodatkowo WSA w Warszawie oddalit
skarge powodki na ww. decyzje UPRP, totez roszczenie powddki przestalo by¢
prawdopodobne.

Nalezy jednak stwierdzi¢, ze pozwany pozostaje w bledzie, a racje ma Sad, ktory
wydatl zaskarzone postanowienie, gdyz w stanie faktycznym niniejszej sprawy nie odpadia
przyczyna zabezpieczenia, co w mysl art. 742 § 1 k.p.c. stanowi podstawe ubiegania si¢ o
uchylenie lub zmiang¢ postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia.

Przede wszystkim podnie$¢ trzeba, iz ostateczna decyzja UPRP uniewazniajaca patent
powddki zostala utrzymana w mocy przez WSA w Warszawie, ale w zwigzku z wniesieniem
skargi kasacyjnej od tego wyroku nie jest ona prawomocna w §wietle art. 16 k.p.a. Fakt ten
ma donioste znaczenie, poniewaz na skutek rozpatrzenia skargi kasacyjnej powodki moze
dojs¢ do wzruszenia wyroku WSA, a w konsekwencji decyzji UPRP. Naczelny Sad
Administracyjny moze bowiem nie tylko oddali¢ skarge, ale ja uwzgledni¢, w zwiazku z
czym na mocy art. 185 Prawa o postepowaniu przed sagdami administracyjnymi (p.p.s.a.)
uchyli¢ zaskarzone orzeczenie w catosci lub w czgdci 1 przekaza¢ sprawe do ponownego
rozpoznania WSA. Naczelny Sad Administracyjny moze takze, zgodnie z art. 188 p.p.s.a., w
razie uwzglednienia skargi kasacyjnej, wyda¢ wyrok reformatoryjny i uchylajac zaskarzone
orzeczenie rozpozna¢ skarge, jezeli uzna, ze istota sprawy jest dostatecznie wyjasniona. Z
kolei jesli sprawa trafi ponownie do WSA w Warszawie, Sad ten ma szeroki wachlarz
rozstrzygnig¢ do dyspozycji okreSlony w Prawie o postepowaniu przed sadami
administracyjnymi.

Oczywiscie w przypadku takim jak w niniejszej sprawie, iz UPRP uniewaznil patent, a
WSA nie znalazt podstaw do uwzglednienia skargi na ta decyzje, istnieje mozliwos¢
oddalenia skargi kasacyjnej przez NSA. Jak stusznie jednak zauwazyt Sad I instancji sprawa
jest w toku, totez trudno domniemywac jakie zapadnie ostateczne rozstrzygnigcie.

Niejako przeciwwage dla tych okolicznosci stanowi za§ fakt, o ktorym zapomina
pozwany, iz UPRP wczes$niejsza decyzja oddalit jako bezzasadny sprzeciw pozwanego wobec
udzielenia powodce prawa z patentu, a WSA oddalil skarge pozwanego na ta decyzje.

Podobnie zatem w tej sytuacji istnieje mozliwo$¢ oddalenia skargi kasacyjnej pozwanego 1



pozytywnego dla powddki, prawomocnego rozstrzygnigcia. Nie istniejg zatem korzystne
wylacznie dla pozwanego orzeczenia. Podkreslenia zatem wymaga, iz skoro decyzja UPRP o
uniewaznieniu patentu nie nabyta waloru prawomocno$ci wobec nieprawomocnej decyzji
Sadu, tym samym nie doszto ostatecznie do podwazenia wiarygodno$ci roszczenia powodki,
w szczegblnosci, ze na chwile obecng oddalenie sprzeciwu pozwanego wobec udzielenia
powddce prawa z patentu nie zostato zakwestionowane przez Sad.

Jak za$ przytoczyt sam pozwany, Sad Apelacyjny w Warszawie analizujacy kwestie
zasadnosci dalszego zabezpieczenia roszczenia powddki przed wydaniem wyroku przez WSA
w sprawie dotyczacej uniewaznienia patentu, podniost, ze ,,dopuszczalne bytoby rozwazenie
mozliwosci podwazenia uprawdopodobnienia roszczenia, gdyby doszlo przynajmniej do
wydania rozstrzygniecia przez Wojewddzki Sad Administracyjny” (postanowienie SA w
Warszawie z 18 pazdziernika 2018 r., sygn. VII Gz 1058/18), totez Sad Apelacyjny nie
stwierdzit, iz w tej sytuacji najpewniej dosztoby do podwazenia uprawdopodobnienia
roszczenia, lecz wskazal wytacznie na dopuszczalnos¢ rozwazenia takiej opcji. Wobec tego
Sad I instancji, ktory wydat zaskarzone postanowienie, ponownie ustosunkowujac si¢ do
kolejnego wniosku pozwanego o uchylenie zabezpieczenia po wydaniu wyroku przez WSA
podjat samodzielng decyzje, w ramach swobodnego uznania s¢dziowskiego, uznajac w danym
stanie faktycznym sprawy wydanie wyroku przez WSA w sprawie dotyczacej uniewaznienia
patentu za niewystarczajace do podwazenia roszczenia powodki w niniejszej sprawie.

Odnoszac si¢ za$ do zarzutu pozwanego, iz odpadt interes prawny powddki w dalszym
utrzymywaniu zabezpieczenia, poniewaz nie jest juz narazona na strat¢ majatkowa, dlatego
ze przestala prowadzi¢ dzialalnos¢ gospodarcza, to jak wskazala powodka, produkcje tawek
kontynuuje wraz z m¢zem M. L., ktéry prowadzi dziatalno$¢ gospodarcza, na dowod czego
przedlozyta wydruk z CEiDG tego przedsigbiorcy $wiadczacy o jego aktywnosci
gospodarczej.

Sad wydajacy zaskarzone postanowienie mial zatem podstawy, aby dojs¢ do wniosku,
ze dalsze utrzymanie zabezpieczenia jest potrzebne.

Reasumujac, Sad I instancji nie dopuscit si¢ naruszenia prawa, uznajac w zaskarzonym
postanowieniu, iz nie odpadta podstawa zabezpieczenia, o ktérej mowa w art. 742 §1 k.p.c.,
albowiem uprawdopodobnienie roszczenia nie zostalo wyeliminowane, tak wiec w dalszym
ciggu pozostaje wystarczajgco prawdopodobne w §wietle art. 730 1§11 k.p.c.

Tym samym, wobec braku podstaw do uwzglednienia zazalenia, Sad oddalit je na

podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 3 k.p.c.
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